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Kapitel 1
Inledning
1.1 Allma¨nt
Varuma¨rkesra¨tt a¨r den del av den juridiska va¨rlden som faller in under immateri-
alra¨tt. De fra¨msta omr˚adena inom immaterialra¨tten a¨r varuma¨rkesra¨tt, firmara¨tt,
patentra¨tt, mo¨nsterskydd och upphovsra¨tt och de a¨r samtliga lagfa¨sta inom sitt
respektive omr˚ade. Ra¨ttigheterna som uppkommer genom immaterialra¨ttens lagar
handlar om ra¨ttsskydd fo¨r intellektuella prestationer och ka¨nnetecken som syftar
till att ge skydd mot kopiering, otill˚aten efterbildning och annat utnyttjande utan
samtycke.1
Immaterialra¨tter ges generellt sett inte fo¨r evig tid, ista¨llet finns en viss tids-
begra¨nsning fo¨r exempelvis patent- och upphovsra¨tt som faller in under intel-
lektuella prestationer. Samma behov av tidsbegra¨nsning finns inte fo¨r ra¨tten till
ka¨nnetecken, da¨r varuma¨rken ing˚ar. Ka¨nneteckensra¨tt kan i princip vara fo¨r evigt.2
Ra¨ttigheten till att registrera sa¨rskiljande ka¨nnetecken a¨r inte obegra¨nsad i
tid och rum utan a¨r fo¨renad med en fo¨rpliktelse att faktiskt anva¨nda det aktuel-
la registrerade varuma¨rket. Konkurrensen a¨r stor mellan fo¨retag och mo¨jligheten
att komma p˚a nya sa¨rskiljande ka¨nnetecken a¨r knappast obegra¨nsad, vilket go¨r
ett anva¨ndningskrav befogat. Ett varuma¨rke a¨r ofta fo¨renat med stora ekono-
miska va¨rden fo¨r fo¨retag och kan vara av avgo¨rande betydelse fo¨r ett fo¨retags
1Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 1.
2Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 2.
1
2o¨verlevnad.3
Reglerna om anva¨ndningstv˚ang i den internationella ra¨tten, EU-ra¨tten och
i den svenska ra¨tten behandlar varuma¨rkets fo¨ra¨ndrade utseende. Detta va¨cker
fr˚agan om anva¨ndning av det a¨ndrade ka¨nnetecknet uppfyller kravet p˚a verk-
ligt bruk av det ursprungliga varuma¨rket. Det kan leda till en sv˚ar gra¨nsdragning
huruvida en a¨ndring a¨r till˚aten eller inte i enlighet med anva¨ndningstv˚angets krav.4
1.2 Uppsatsens syfte och fr˚agesta¨llningar
Syftet med denna uppsats a¨r att utreda anva¨ndningstv˚anget i varuma¨rkesra¨tten
och mo¨jligheten till anva¨ndning av varuma¨rke i a¨ndrat utfo¨rande. Fo¨r att uppfyl-
la syftet ska anva¨ndningstv˚angets krav fo¨r verkligt bruk och sa¨rskiljningsfo¨rm˚aga
redogo¨ras fo¨r. Som utg˚angspunkt ska ett varuma¨rke anva¨ndas i den utformning
det a¨r registrerat. Det finns ett undantag i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML som stadgar
att en a¨ndring a¨r till˚aten om den endast avser detaljer som inte fo¨ra¨ndrar ma¨rkets
sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga. Den sv˚ara fr˚agan blir att faststa¨lla var gra¨nsen g˚ar mellan
till˚atna och otill˚atna a¨ndringar enligt na¨mnda lagrum. Fo¨ljande fr˚agesta¨llningar
ligger till grund fo¨r denna uppsats:
• Hur fungerar anva¨ndningstv˚anget i varuma¨rkesra¨tten?
• Hur uppfylls ”verkligt bruk” och ”sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga”?
• Var g˚ar gra¨nsen mellan till˚aten och otill˚aten a¨ndring?
1.3 Avgra¨nsningar
Anva¨ndningstv˚ang i varuma¨rkesra¨tten med inriktning p˚a till˚atna och otill˚atna
a¨ndringar utgo¨r endast en del av det problematiserade omr˚adet. Till fo¨ljd av be-
gra¨nsat utrymme i detta arbete kommer endast registrerade, allts˚a ej inarbeta-
de, varuma¨rken ha¨r i Sverige samt EU-varuma¨rken att behandlas. Firmalagens
(1974:156) liknande besta¨mmelser om anva¨ndningstv˚ang kommer inte att behand-
las och uppsatsen skrivs inte ur ett konkurrensra¨ttsligt perspektiv.
3Levin, Marianne: La¨robok i immaterialra¨tt: upphovsra¨tt, patentra¨tt, mo¨nsterra¨tt,
ka¨nneteckensra¨tt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 378.
4Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 38 ff.
3Vidare finns inte utrymme fo¨r djupdykning i anva¨ndningstv˚angets alla de-
taljer. Detta arbete kommer inte att behandla ha¨vningsfo¨rfarandet i detalj, be-
visfr˚agor eller vem talera¨tt tillkommer. A¨ndring av registrerade varuma¨rken ro¨r
sig fra¨mst om a¨ndring av varuma¨rkets utseende och a¨ndring av varuslag. Den ha¨r
uppsatsen begra¨nsas till att omfatta a¨ndring av varuma¨rkets utseende och kom-
mer inte att ta upp a¨ndring av varuslag. I anslutning till anva¨ndningstv˚anget finns
mo¨jlighet till partiell ha¨vning i 3 kap. 4 § VML, men tyngdpunkten kommer ligga
vid besta¨mmelsen i 3 kap. 2 § VML.
D˚a fokus kommer ligga p˚a utvecklingen ur ett svenskt perspektiv kommer in-
ternationella regelverk redogo¨ras fo¨r i den utstra¨ckning anva¨ndningstv˚anget kom-
mer till uttryck. Fo¨ljaktligen kommer inte samtliga internationella regleringar inom
varuma¨rkesra¨tten att behandlas, det kommer ista¨llet att ske efter utrymme och
behov fo¨r att klargo¨ra ga¨llande ra¨tt.
Det finns inte mo¨jlighet att go¨ra en utto¨mmande redogo¨relse fo¨r samtli-
ga avgo¨randen som kan vara av betydelse fo¨r gra¨nsdragning mellan till˚atna och
otill˚atna a¨ndringar. Fokus kommer ligga p˚a att belysa de principer och metoder
som a¨r va¨gledande i sammanhanget.
1.4 Teori och metod
Uppsatsen utg˚ar fr˚an en ra¨ttsdogmatisk metod da¨r relevanta ra¨ttska¨llor kommer
att granskas ur ett ra¨ttskritiskt perspektiv fo¨r att uppfylla uppsatsens syfte samt
besvara na¨mnda fr˚agesta¨llningar. Den ra¨ttsdogmatiska metoden la¨mpar sig ba¨st
fo¨r att kunna genomfo¨ra granskningen som efterstra¨vas i uppsatsen. Ga¨llande
ra¨tt kommer att redogo¨ras fo¨r, dels genom fo¨rarbeten och lagtext, och dels ge-
nom praxis och doktrin som klargo¨r ra¨ttsla¨get. Fo¨r att besvara sta¨llda fr˚agor och
fo¨r att uppfylla uppsatsens syfte fo¨rutsa¨tts viss redogo¨relse fo¨r praxis. Fokus lig-
ger p˚a svensk ra¨tt vilket inneba¨r att redogo¨relse fo¨r aktuell EU-ra¨tt a¨r befogat
d˚a omr˚adet a¨r starkt influerat av det europeiska samarbetet samt internationella
o¨verenskommelser. Detta go¨r att det uto¨ver svensk praxis a¨ven a¨r intressant med
europeisk praxis som va¨gledning fo¨r den svenska ra¨ttens utveckling.
41.5 Material och forskningsla¨ge
Det fra¨msta materialet som ligger till grund fo¨r denna uppsats a¨r fo¨rarbeten och
lagtext. Na¨r dessa inte ger tydlig va¨gledning fo¨r tolkning och metod att besvara
sta¨llda fr˚agor har praxis och doktrin anva¨nts.
NIR a¨r en tidskrift som a¨gs av en fo¨rening vars medlemmar utgo¨rs av de nor-
diska fo¨reningarna fo¨r industriellt ra¨ttsskydd och upphovsra¨tt. Tidskriften la¨ses
och anva¨nds av praktiker vid immaterialra¨ttsliga byr˚aer och ha¨nvisas flitigt till av
va¨lrenommerade fo¨rfattare av juridiska verk samt av Ho¨gsta domstolen.
Aktuell forskning p˚a omr˚adet utgo¨rs av va¨l ansedda professorer och jurister,
dock a¨r forskningen i begra¨nsad omfattning vilket f˚ar tas i beaktande vid drag-
na slutsatser. Da¨remot a¨r forskningen va¨l genomfo¨rd och exempelvis har Kempas
kommit ut med en uppdaterad version av sin fo¨rsta analys som gavs ut fo¨r snart
tio a˚r sedan.5
I denna uppsats ha¨nvisas till jur.kand. Olaussons examensarbete vid Stock-
holms universitet. Examensarbetet bedo¨ms i denna uppsats vara likva¨rdigt med
o¨vrig publicerad doktrin p˚a omr˚adet d˚a den a¨r utgiven av Institutet Fo¨r Immate-
rialra¨tt och Marknadsra¨tt vid Stockholms Universitet. Dess publicering a¨r Levins
fo¨rtja¨nst d˚a hon som handledare till Olausson ans˚ag examensarbetet omfattande
och noggrant utfo¨rt.
5Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
559-585.
Kapitel 2
Anva¨ndningstv˚ang i
varuma¨rkesra¨tten
2.1 Inledning
Detta kapitel kommer att redogo¨ra fo¨r principen om anva¨ndningstv˚ang i varuma¨rkes-
ra¨tten, dess tillkomst och bakgrund, hur anva¨ndningskraven uppfylls och hur
anva¨ndningstv˚anget go¨rs ga¨llande ifr˚aga om ha¨vning. Vidare kommer undanta-
get i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML ga¨llande till˚atna a¨ndringar att behandlas. Det
ha¨r kapitlet ro¨r de svenska reglerna om anva¨ndningstv˚ang, se na¨sta kapitel fo¨r
internationella regleringar.
2.2 Principens innebo¨rd
Anva¨ndningskravet kommer till uttryck i 3 kap. 2 §VML och g˚ar under bena¨mningen
anva¨ndningstv˚ang. Ordet anva¨ndningstv˚ang a˚terges inte uttryckligen i lagpara-
grafen utan begreppet utgo¨r en vedertagen bena¨mning som a¨ven kan utla¨sas av
fo¨rarbeten och doktrin.6
Grunden a¨r att ett varuma¨rke ma˚ste brukas, uppfylls inte anva¨ndningskravet
kan ra¨ttigheten da¨rmed g˚a fo¨rlorad. I takt med att dagens informationsflo¨de ac-
celererar blir det allt viktigare fo¨r konsumenter att kunna orientera sig bland
varor och tja¨nster och fo¨r fo¨retag att kunna utma¨rka sig med hja¨lp av sa¨rskiljande
6Se exempelvis prop. 2009/10:225 s. 209.
5
6ka¨nnetecken. Det a¨r en grundla¨ggande funktion fo¨r varuma¨rkesra¨tten att mo¨jliggo¨ra
den ha¨r typen av individualisering.7
Olausson betonar att det da¨remot inte a¨r befogat att l˚ata na¨ringsidkare ha re-
gistrerade varuma¨rken som inte anva¨nds. Med hja¨lp av regeln om anva¨ndningstv˚ang
fo¨rverkas ra¨tten till registrerade varuma¨rken om kraven p˚a anva¨ndning inte a¨r upp-
fyllda. Det kan ro¨ra sig om ett en g˚ang anva¨nt ka¨nnetecken men som inte la¨ngre
brukas eller ett aldrig anva¨nt registrerat ka¨nnetecken.8
Principen om anva¨ndningstv˚ang aktualiseras na¨r n˚agon part vill go¨ra ga¨llande
ha¨vning av ett registrerat varuma¨rke. Ska¨l fo¨r ha¨vning ska enligt huvudregeln ha
funnits redan vid registreringstidpunkten och kan d˚a exempelvis ro¨ra sig om att
varuma¨rket saknade sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga men som av n˚agon anledning fo¨rbis˚ags
av PRV vid granskningen.9
Anva¨ndningstv˚anget utgo¨r ett av fyra undantag som finns till besta¨mmelserna
om ha¨vning vilket fo¨ljaktligen ro¨r sig om ska¨l uppkomna efter registreringstidpunk-
ten. Fo¨r att undantaget ska bli tilla¨mpligt kra¨vs att ett varuma¨rke inte har anva¨nts
under de senaste fem a˚ren och att varuma¨rkesinnehavaren inte kan visa p˚a giltiga
ska¨l till underl˚atenheten att anva¨nda ma¨rket, 3 kap. 2 § VML.
Skulle ett varuma¨rke vara registrerat fo¨r flera varor och anva¨ndning endast
fo¨rekommit fo¨r vissa av dessa kan registreringen ha¨vas ifr˚aga om de varor fo¨r vilka
anva¨ndning inte fo¨rekommit, s˚a kallad partiell ha¨vning. Partiell ha¨vning ska inte
behandlas na¨rmare i denna uppsats.10
Har anva¨ndning p˚abo¨rjats inom tre m˚anader fo¨re anso¨kan om ha¨vning la¨mnas
in ska anva¨ndningen inte tas i beaktande om varuma¨rkesbruket endast p˚abo¨rjats
efter ka¨nnedom om att anso¨kan om ha¨vning kan komma att la¨mnas in.11
7Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 8.
8Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 39.
9Lo¨fgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbo¨cker. Varuma¨rken, november 2013, 4.7|3.
10Levin, Marianne: La¨robok i immaterialra¨tt: upphovsra¨tt, patentra¨tt, mo¨nsterra¨tt,
ka¨nneteckensra¨tt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 484.
11Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 304.
72.3 Historia
Ett varuma¨rkesskydd ger innehavaren ensamra¨tt till sitt ka¨nnetecken och hindrar
annan a¨n innehavaren att anva¨nda ett med varuma¨rket fo¨rva¨xlingsbart ka¨nnetecken.
Det a¨r dock begra¨nsat till varor av samma slag vilket inneba¨r att en annan
na¨ringsidkare skulle kunna anva¨nda samma varuma¨rke om det faller in under
en annan kategori av varor eller tja¨nster. Det finns som tidigare na¨mnts ingen
tidsbegra¨nsning fo¨r innehav av varuma¨rkesra¨ttigheter, men fo¨r att uppra¨tth˚alla
en registrering m˚aste den fo¨rnyas vart tionde a˚r fo¨r att bibeh˚allas.12
Den svenska varuma¨rkeslagstiftningen grundar sig p˚a nordiskt samarbete som
framarbetades under 1960-talet. Samarbetet kom att fo¨ra¨ndras n˚agot a˚r 1991 d˚a
Danmark anpassade sin varuma¨rkeslag till ga¨llande harmoniseringsdirektiv fr˚an
EU.13 Sverige och o¨vriga nordiska la¨nder fick under samma tid genom EES-avtalet
anpassa sina varuma¨rkeslagar till EU-direktivet.14
Fo¨r svensk del ska¨rptes reglerna om anva¨ndningstv˚ang i varuma¨rkesra¨tten
avseva¨rt genom EES-avtalet och ikrafttra¨dandet av 1992 a˚rs laga¨ndringar. Ti-
digare ra¨ckte det att varuma¨rket hade anva¨nts en enda g˚ang fo¨r att uppfylla
anva¨ndningstv˚anget. I samband med laga¨ndringarna var inte det gamla anva¨ndnings-
tv˚anget la¨ngre tillra¨ckligt l˚angtg˚aende vilket go¨r att tidig praxis ro¨rande anva¨ndnings-
tv˚anget inte a¨r helt aktuellt.15
Da¨remot framg˚ar det av fo¨rarbeten till den gamla varuma¨rkeslagen att det
redan fo¨rel˚ag o¨verenssta¨mmelse i fo¨rh˚allande till VmDir ifr˚aga om det till˚atna
a¨ndringsomf˚anget vilket inneba¨r att praxis ro¨rande till˚atna a¨ndringar fortfarande
a¨r av relevans.16
Den 1 juli 2011 tra¨dde den nya varuma¨rkeslagen i kraft, med endast f˚a nyheter
ro¨rande anva¨ndningstv˚anget. En fo¨ra¨ndring va¨rd att na¨mnas a¨r att anva¨ndnings-
tv˚anget numera finns i 3 kap. 2 § VML. Anva¨ndningstv˚anget framgick tidigare av
tv˚a paragrafer, 25 a och b §§ VML, vilket kan vara bra att ha i a˚tanke vid la¨sning
av a¨ldre doktrin och praxis.17
12Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 248.
13Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 249.
14Prop. 1992/93:48 s. 32 och 98.
15Prop. 1960:167 s. 149.
16Prop. 1992/93:48 s. 99.
17Prop. 2009/10:225 s. 210.
82.4 Verkligt bruk
Enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML f˚ar en registrering ha¨vas om varuma¨rkesinnehavaren
inte har gjort verkligt bruk av varuma¨rket i Sverige fo¨r de ma¨rken det registrerats
fo¨r inom fem a˚r efter den dag registreringen fullgjorts eller inom en period av fem
a˚r i fo¨ljd. Den grundla¨ggande tanken bakom skydd av varuma¨rken a¨r att skyd-
det endast a¨r befogat om varuma¨rket faktiskt anva¨nds. Varuma¨rkesra¨tten bygger
p˚a uppfattningen att na¨ringsidkare a¨r i behov av sa¨rskiljande ka¨nnetecken fo¨r att
h˚alla isa¨r sina varor eller tja¨nster fr˚an andra na¨ringsidkares likartade varor eller
tja¨nster. Skulle varuma¨rket ifr˚aga inte la¨ngre anva¨ndas finns det inte heller n˚agot
behov av skydd. Eftersom anva¨ndning inte kan vara ett krav redan vid registre-
ringstidpunkten uppst˚ar kravet av naturliga ska¨l vid en senare tidpunkt. Har inte
varuma¨rket utgjort verkligt bruk under en fema˚rsperiod a¨r det ha¨vningsbart.18
Fo¨r att faststa¨lla om verkligt bruk har fo¨rekommit tas ha¨nsyn till vilka varor
eller tja¨nster registreringen inneh˚aller och hur omfattande anva¨ndning det kra¨vs
fo¨r att skapa eller uppra¨tth˚alla andelar p˚a aktuell marknad fo¨r dessa. Fo¨r att
utgo¨ra verkligt bruk ska syftet ha varit att bibeh˚alla marknadsandelar, det ra¨cker
inte att ha anva¨nt ka¨nnetecknet enbart i syfte att uppra¨tth˚alla registreringsskyd-
det.19
Det fo¨rekommer att na¨ringsidkare registrerar s˚a kallade defensivma¨rken i syfte
att utvidga det egna skyddsomf˚anget fo¨r varuma¨rket och i syfte att hindra andra
na¨ringsidkare fr˚an att komma in p˚a en bredare marknad. Det ro¨r sig antingen om
registrering av varuma¨rken som liknar det egna ka¨nnetecknet eller om registrering
fo¨r fler varuklasser a¨n som faktiskt anva¨nds. Som Olausson skriver strider den ha¨r
typen av fo¨rfarande mot det bakomliggande syftet med skydd av varuma¨rken. Ha¨r
spelar anva¨ndningstv˚anget ut sin ra¨tt och ka¨nnetecknet som inte anva¨nds ligger
till grund fo¨r ha¨vning eftersom det inte uppfyller kravet p˚a verkligt bruk.20
Vad som faktiskt utgo¨r verkligt bruk a¨r inte alltid enkelt att faststa¨lla, enligt
Bernitz m.fl.21 Om ett varuma¨rke anva¨nds med a¨ndrat utseende eller i annan form
kan det endast ro¨ra sig om verkligt bruk om avvikelsen utgo¨r sma¨rre detaljer som
inte fo¨ra¨ndrar ma¨rkets sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga, 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Reglering
ga¨llande giltig underl˚atenhet kommer att redogo¨ras fo¨r nedan.
18Lo¨fgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbo¨cker. Varuma¨rken, november 2013, 4.7|5.
19Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 304.
20Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 38 ff.
21Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 304.
9Fo¨r att ett varuma¨rke som anva¨nds i a¨ndrat utfo¨rande ska anses vara till˚aten
kra¨vs, uto¨ver tidigare na¨mnda krav, att det inte ro¨r sig om fo¨ra¨ndrade fo¨rh˚allanden
fo¨r sa¨rskiljningsfo¨rma˚gan fo¨r det ursprungliga ka¨nnetecknet samt att o¨vriga krav
fo¨r verkligt bruk a¨r uppfyllda.22
2.5 Sa¨rskiljningsfo¨rm˚aga
En grundla¨ggande fo¨rutsa¨ttning att f˚a registrera ett ka¨nnetecken a¨r att ma¨rket be-
sitter sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga. Kravet p˚a sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga kan endast besta¨mmas
utifr˚an en redan existerande marknad da¨r likartade varor redan finns. Sa¨rskiljnings-
fo¨rma˚gan besta¨ms allts˚a utifr˚an fo¨rma˚gan att tydligt sa¨rskilja ka¨nnetecknet fr˚an
andra liknande varor och tja¨nster p˚a marknaden. Som Maunsbach och Wen-
nersten betonar handlar det inte om att skapa ett konstna¨rligt eller annorlunda
ka¨nnetecken, utan om ka¨nnetecknets fo¨rma˚ga att sticka ut i fo¨rh˚allande till likar-
tade varuma¨rken.23
Sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga a¨r lagstadgat i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § VML. Bernitz
m.fl. na¨mner tv˚a ska¨l vilka betonar no¨dva¨ndigheten av ett krav p˚a sa¨rskiljnings-
fo¨rma˚ga. Dels kan endast ka¨nnetecken med sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga individualisera
varuma¨rkesinnehavarens varor och tja¨nster och dels a¨r det inte o¨nskva¨rt att en-
samra¨tt ska ges fo¨r varuma¨rken som endast a¨r beskrivande. Beskrivande ka¨nnetecken
a¨r de som endast a˚terger varans art eller beskaffenhet och som da¨rmed i princip ald-
rig kan vara sa¨rskiljande i varuma¨rkesra¨ttsligt ha¨nseende. Beskrivande ka¨nnetecknen
kan inte uppn˚a varuma¨rkesskydd d˚a krav p˚a sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga fo¨religger redan
vid tidpunkten fo¨r anso¨kan om registrering, till skillnad fr˚an kravet p˚a verkligt
bruk som uppst˚ar vid en senare tidpunkt.24
Na¨r sta¨llning ska tas till huruvida ett ka¨nnetecken har erforderlig sa¨rskiljnings-
fo¨rma˚ga eller inte tas utg˚angspunkt i den relevanta ma˚lgruppens uppfattning.
Na¨r det handlar om ma¨rken som avser varor eller tja¨nster avsedda fo¨r den breda
allma¨nheten ska ma˚lgruppen antas vara normalt informerad och medveten ge-
nomsnittskonsument. Da¨ruto¨ver ska ha¨nsyn tas till alla relevanta omsta¨ndigheter
i varje enskilt fall.25
22Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: Grundla¨ggande immaterialra¨tt, 2011, s. 136.
23Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: Grundla¨ggande immaterialra¨tt, 2011, s. 124.
24Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 269.
25Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 270.
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2.6 Giltig underl˚atenhet
En varuma¨rkesinnehavare kan f˚a sitt ka¨nnetecken ha¨vt till fo¨ljd av utebliven
anva¨ndning. Fo¨r att huvudregeln ska sa¨ttas ur spel kra¨vs att undantaget i 3 kap.
2 § 2 st. VML fo¨religger, na¨mligen giltig underl˚aten anva¨ndning av ma¨rke. I 3 kap.
2 § 2 st. 1 p. VML stadgas att ett varuma¨rke som anva¨nds i annan form a¨n den
registrerade liksta¨lls med giltig underl˚atenhet om a¨ndringen endast avser detaljer
och som inte fo¨ra¨ndrar ma¨rkets sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga.
Enligt Kempas a¨r varuma¨rkets huvudsakliga syfte, fr˚an konsumenternas syn-
punkt, att enkelt kunna avgo¨ra en varas ursprung. En konsument ska kunna
ges garanti och visshet fr˚an vilket fo¨retag en vara ha¨rstammar. Om det trots
ifr˚agasatt anva¨ndning inte fo¨rekommer fo¨rva¨xlingsrisk och varan fortfarande be-
sitter sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga, kan anva¨ndningstv˚anget anses uppfyllt trots skillnader
mellan det registrerade varuma¨rket och det anva¨nda ma¨rket.26
Som Kempas poa¨ngterar i sin artikel a¨r lagstiftaren inte helt omedgo¨rlig,
utan tar ha¨nsyn till att varuma¨rkesinnehavaren kan komma att vilja a¨ndra va-
ruma¨rket vid dess faktiska anva¨ndning. Det kan handla om att modernisera fa¨rger,
typsnitt eller liknande. Allts˚a leder inte all anva¨ndning i a¨ndrat utfo¨rande till
fo¨rverkande av ra¨ttigheten men det a¨ndrade utfo¨randet f˚ar som sagt inte a¨ndra
ma¨rkets sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga.27
Problemet blir att veta var gra¨nsen ska dras fo¨r till˚atna och otill˚atna a¨ndringar
enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Ur lagparagrafens ordalydelse ges inte mer ledning
a¨n det n˚agot oklara ”om a¨ndringen endast avses detaljer” vilket ger ra¨ttstilla¨mparen
sto¨rre tolkningsutrymme.
Kempas utredde fr˚agan fo¨rsta g˚angen i NIR a˚r 2005. Han kunde d˚a konstate-
ra att det i d˚avarande ra¨ttsla¨ge r˚adde motstridiga uttalanden i fo¨rarbeten, praxis
och doktrin na¨r det skulle anses fo¨religga verkligt bruk vid anva¨ndning av ma¨rke i
fo¨ra¨ndrad form. Kempas sta¨llde sig d˚a fr˚agande till om det fanns n˚agra generella
principer att beakta vid tilla¨mpning och tolkning av undantagsregeln.28
I sin fo¨rsta artikel kom Kempas fram till fo¨ljande. Anva¨ndningstv˚anget a¨r upp-
fyllt om det registrerade varuma¨rket erh˚aller sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga, om de sa¨rskiljande
egenskaperna a¨ven tillfaller det anva¨nda ma¨rket samt om det anva¨nda ma¨rket inte
26Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
583.
27Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
559.
28Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang”, NIR, 2005, s. 135.
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besitter andra sa¨rskiljande egenskaper som saknas i det registrerade varuma¨rket.
Vidare kunde han l˚ata konstatera att ju sto¨rre sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga hos det regi-
strerade varuma¨rket desto sto¨rre a¨ndringsomf˚ang till˚ats.29
Bedo¨mningen, av huruvida ett ka¨nnetecken i a¨ndrat utfo¨rande ska anses
utgo¨ra verkligt bruk av det ursprungliga registrerade ma¨rket, ska ske genom gransk-
ning av ho¨rselintryck, synintryck och/ eller fo¨resta¨llningsbilder som ka¨nnetecknet
ger.30
2.7 Ha¨vning av registrering
Innan den nya varuma¨rkeslagen tra¨dde i kraft a˚r 2011 fanns det endast ett tilla¨mpligt
ha¨vningsfo¨rfarande, na¨mligen att driva ett vanligt ma˚l vid en tingsra¨tt. Genom den
nya lagen tillkom ytterligare en mo¨jlighet att ha¨va en registrering, ett alternativ
som go¨rs genom en anso¨kan om administrativ ha¨vning hos PRV.31
Det kra¨vs att n˚agon inleder ett fo¨rfarande om ha¨vning, PRV bevakar inte
anva¨ndning av varuma¨rken p˚a egen hand. Vanligtvis inleds talan om ha¨vning p˚a
grund av underl˚aten anva¨ndning na¨r en anso¨kan hos PRV om registrering av ett
varuma¨rke avsl˚as till fo¨ljd av att en a¨ldre registrering hindrar den nya.32
Det nya fo¨rfarandet att kunna va¨nda sig till PRV syftar till att underla¨tta
ha¨vning av registreringar som a¨nd˚a fallit i glo¨mska och som inte skulle leda till
stridigheter vid en ha¨vningstalan. Det a¨r o¨nskva¨rt att enkelt rensa registret fr˚an
varuma¨rken som inte anva¨nds och som da¨rmed inte ska vara fo¨rema˚l fo¨r en-
samra¨tt. Ostridiga a¨renden a¨r enligt lagstiftaren ono¨diga att driva vid allma¨n
domstol och da¨rmed ba¨ttre la¨mpade att handhas av PRV. Av ra¨ttssa¨kerhetsska¨l
f˚ar ha¨vningsfr˚agan dock fo¨rvisas till domstol om det skulle uppst˚a meningsskilj-
aktigheter.33
Lagstiftaren tror sig a¨ven kunna komma till bukt med problem med defen-
sivregistreringar genom det nya alternativa ha¨vningsfo¨rfarandet som tillkommit
genom den nya VML. Med den nya mer kostnadseffektiva och snabba mo¨jligheten
till ha¨vning tror lagstiftaren att so¨kanden fortsa¨ttningsvis ista¨llet registrerar ut-
efter en mer h˚allbar framtidsutsikt och endast registrerar efter verkligt ta¨nkt
29Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang”, NIR, 2005, s. 163.
30NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).
31Prop. 2009/10:225 s. 220.
32Prop. 2009/10:225 s. 216.
33Prop. 2009/10:225 s. 221.
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anva¨ndningsomr˚ade. Detta bidrar till en mer sund och effektiv konkurrens mellan
fo¨retag och a¨r i led med besta¨mmelsens syfte.34
Vill man ha¨va en EU-registrering va¨nder man sig ista¨llet till registrerings-
myndigheten OHIM i Alicante.35
34Prop. 2009/10:225 s. 221.
35Lo¨fgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbo¨cker. Varuma¨rken, november 2013, 4.7|2
ff.
Kapitel 3
Internationella regelverk
3.1 Inledning
Den svenska varuma¨rkeslagstiftningen a¨r ett resultat av ett omfattande lagstift-
ningssamarbete i Norden p˚a 1960-talet. Likheter i varuma¨rkeslagstiftning stra¨cker
sig l˚angt utanfo¨r Nordens gra¨nser, da¨r Pariskonventionen fr˚an a˚r 1883 har haft
stor betydelse. Sveriges medlemskap i EU har p˚averkat svensk lagstiftning genom
varuma¨rkesra¨ttsliga direktiv och fo¨rordningar vilket har lett till ett ska¨rpt krav
p˚a anva¨ndning av varuma¨rken. Nedan kommer en kortare redogo¨relse fo¨r rele-
vanta internationella regleringar som a¨r av betydelse fo¨r anva¨ndningstv˚anget i
varuma¨rkesra¨tten.36
3.2 Pariskonventionen
Pariskonventionen fr˚an a˚r 1883 a¨r enligt Levin den viktigaste internationella kon-
ventionen inom varuma¨rkesra¨ttens omr˚ade. Konventionen handlar om industri-
ellt ra¨ttsskydd och ger uttryck fo¨r en princip om territorialitet och la¨ran om va-
ruma¨rkets universalitet. Med konventionen fo¨ljer en fo¨rpliktelse att respektera ett
i utlandet registrerat varuma¨rke fo¨r att fo¨rhindra varuma¨rkessto¨lder.37
I m˚anga la¨nder va¨rlden o¨ver r˚ader stora likheter mellan varuma¨rkeslagstiftningar
36Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 250.
37Levin, Marianne: La¨robok i immaterialra¨tt: upphovsra¨tt, patentra¨tt, mo¨nsterra¨tt,
ka¨nneteckensra¨tt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 387.
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vilket har sin grund i Pariskonventionens tillkomst redan p˚a slutet av 1800-talet.
Fo¨r att konventionen ska bli tilla¨mplig i ett medlemsland kra¨vs dels att ett land
har anslutit sig till konventionen och dels att landet ifr˚aga har ett registreringssy-
stem fo¨r varuma¨rken.38
Pariskonventionen inneh˚aller detaljerade besta¨mmelser men inneh˚aller ingen-
ting ro¨rande anva¨ndningstv˚anget i sig, men i art. 5.C.1 medges att medlemsla¨nderna
kan ha nationella regler ro¨rande anva¨ndningstv˚ang. Enligt Pariskonventionen ska,
om s˚adana regler finns, ska¨lig tid ges innan ha¨vning kommer p˚a tal. Ma¨rkens even-
tuella a¨ndringsomf˚ang tas upp i art. 5.C.2 som sa¨ger att s˚a la¨nge det ursprungliga
ma¨rket inte har a¨ndrat i karakta¨r ska det inte kunna leda till ha¨vning.39
3.3 Europeisk varuma¨rkesra¨tt
3.3.1 Europeiska varuma¨rkesdirektivet
VmDir ser till att EU-la¨ndernas nationella varuma¨rkeslagar a¨r harmoniserade,
vilket inneba¨r att a¨ven anva¨ndningstv˚anget a¨r fo¨rema˚l fo¨r harmonisering. I lik-
het med den svenska besta¨mmelsen om anva¨ndningstv˚ang framg˚ar av art. 10.1
VmDir att om en innehavare inte har gjort verkligt bruk av varuma¨rket i med-
lemsstaten inom fem a˚r kan ka¨nnetecknet bli fo¨rema˚l fo¨r ha¨vning. Det till˚atna
a¨ndringsomf˚anget framg˚ar av art. 10.2.a VmDir.
Fo¨r att verkligt bruk ska vara uppfyllt vid anva¨ndning av ma¨rke i a¨ndrat
utfo¨rande kra¨vs att ma¨rkets sa¨rskiljande egenskaper inte har fo¨ra¨ndrats. Det ha¨r
ses som en kodifiering av Pariskonventionens besta¨mmelse om till˚atna a¨ndringar i
art. 5.C.2.40
3.3.2 Europeiska varuma¨rkesfo¨rordningen
EUVmF tra¨dde i kraft i mars 1994 och har sedan dess mo¨jliggjort registrering av
varuma¨rken som ta¨cker hela EU-omr˚adet. Dess framtra¨dande funktion sattes dock
38Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 250.
39Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 40.
40Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 41.
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fo¨rst i bruk a˚r 1996 na¨r OHIM bo¨rjade ta emot anso¨kningar fo¨r gemenskapsva-
ruma¨rken. Ett gemenskapsvaruma¨rke a¨r ett ka¨nnetecken med giltighet i hela EU,
vilket allts˚a inkluderar Sverige.41
Gemenskapsvaruma¨rken kan endast uppn˚a skydd genom registrering. Detta
sker antingen hos OHIM, art. 6 EUVmF, eller genom anso¨kan hos en nationell
registreringsmyndighet vilket i Sverige a¨r PRV, art. 25 EUVmF. OHIM inra¨ttades
som ett led i mo¨jligheten till att ha EU-varuma¨rken och verksamheten a¨r bela¨gen
i Alicante i Spanien.42
Regler om anva¨ndningstv˚ang framg˚ar av art. 15.1 EUVmF och a¨r i princip
identiska med de i VmDir. Art. 15.1 EUVmF stadgar att innehavaren ska ha gjort
verkligt bruk av ma¨rket i gemenskapen inom en fema˚rsperiod efter registreringen,
till skillnad fr˚an art. 10.1 VmDir som sa¨ger verkligt bruk i medlemsstaten. Kra-
vet p˚a verkligt bruk av EU-varuma¨rke uppfylls s˚a snart ka¨nnetecknet har anva¨nts
n˚agonstans i EU. Med andra ord beho¨ver inte anva¨ndningstv˚anget uppfyllas i varje
land, vilket a¨r ett betydligt mildare krav a¨n nationella registreringar i EU. Reg-
lerna om a¨ndringsomf˚ang a¨r helt identiska i EUVmF och VmDir. Skulle ma¨rket
i a¨ndrat utfo¨rande falla inom det till˚atna a¨ndringsomf˚anget och da¨rmed uppfylla
anva¨ndningstv˚anget fo¨religger inte grund fo¨r ha¨vning.43
41Levin, Marianne: La¨robok i immaterialra¨tt: upphovsra¨tt, patentra¨tt, mo¨nsterra¨tt,
ka¨nneteckensra¨tt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 382.
42Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialra¨tt och otillbo¨rlig konkurrens: [upphovsra¨tt, patent, mo¨nster,
varuma¨rken, namn, firma, otillbo¨rlig konkurrens], 2013, s. 263.
43Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 42.
Kapitel 4
Ra¨ttsfall
4.1 Inledning
Som tidigare na¨mnts kra¨vs det att en talebera¨ttigad part anso¨ker om ha¨vning
av ett registrerat varuma¨rke, antingen genom en sta¨mningsanso¨kan eller direkt
hos PRV. Uppst˚ar meningsskiljaktigheter vid uppha¨vning av registrering hos PRV
f˚ar tvisten lo¨sas i allma¨n domstol. Praxis ro¨rande talan om ha¨vning p˚a grund av
underl˚aten anva¨ndning har under den tidigare lydelsen av VML varit begra¨nsad,
a˚tminstone i fo¨rh˚allande till antalet varuma¨rkesregistreringar som existerar. Enligt
Olausson har detta tv˚a orsaker: dels anva¨nds fo¨rfarandet som en yttersta a˚tga¨rd
na¨r alla andra fo¨rhandlingar visat sig verkningslo¨sa, och dels har fo¨retag troligtvis
dragit sig fo¨r att fo¨ra process i allma¨n domstol d˚a detta vanligtvis fo¨r med sig
stora kostnader.44
Nedan fo¨ljer n˚agra utvalda ra¨ttsfall som a¨r av relevans fo¨r uppsatsens syf-
te och fr˚agesta¨llningar. Samtliga ra¨ttsfall bero¨r besta¨mmelsen i 3 kap. 2 § 2 st.
1 p. VML om till˚atna a¨ndringar. De a¨ldre ra¨ttsfallen bero¨r samma besta¨mmelse
i gamla varuma¨rkeslagen. Uppsatsen ger inte en utto¨mmande redogo¨relse fo¨r de
avgo¨randen som kan ha betydelse fo¨r gra¨nsdragning mellan till˚atna och otill˚atna
a¨ndringar. Da¨remot ges en fingervisning fo¨r de principer och metoder som dom-
stolarna tilla¨mpar.
44Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 46.
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4.2 Gatt
Figur 4.1: Gatt i registrerat utfo¨rande och i anva¨nt utfo¨rande.
Upprinnelsen till denna tvist var att Gate i Mo¨rby Centrum AB anva¨nde va-
ruma¨rket GATE fo¨r kla¨der och da¨rmed yrkade p˚a att f˚a Bergmans Herrekipering
AB:s varuma¨rke Gatt ha¨vt till fo¨ljd av underl˚aten anva¨ndning. Det var ostridigt
mellan parterna att Gatt inte hade anva¨nts under de senaste fem a˚ren i dess re-
gistrerade form. Den anva¨nda utformningen var i kursiv stil till skillnad fr˚an den
registrerade varianten, som hade liten begynnelsebokstav och en understrykning
i fet stil. HD hade s˚aledes att avgo¨ra fr˚agan om anva¨ndning av Gatt i kursiv
stil inte innebar att ma¨rket varit i bruk fo¨r Gatt i registrerad utformning. HD
ha¨nvisar i sitt domslut till Pariskonventionens besta¨mmelse i art. 5.C.2 och menar
att det anva¨nda ma¨rket inte kan anses skilja sig fr˚an det registrerade ma¨rket annat
a¨n i detaljer som inte har a¨ndrat den egenartade karakta¨ren. De anfo¨rde att det
va¨sentliga hos ka¨nnetecknet var ordet gatt, och att enbart anva¨ndningen av ordet
uppfyllde anva¨ndningstv˚anget. Till fo¨ljd av na¨mnda resonemang fann HD att det
anva¨nda ma¨rket varit i bruk och att anva¨ndningstv˚anget da¨rmed var uppfyllt.45
Enligt Olausson har domen f˚att utst˚a kritik i flera avseenden. Domen har inte
speglat den mer restriktiva h˚allning till anva¨ndningstv˚anget som o¨nskats fr˚an flera
h˚all fo¨r att uppfylla varuma¨rkesra¨ttens funktion och syften.46
Kempas ligger i samma linje som Olausson ifr˚aga om att ifr˚agasa¨tta ra¨ttsfallets
va¨rde fo¨r framtida bedo¨mningar. Trots det tror Kempas att domen kan antyda att
det registrerade varuma¨rkets egenartade karakta¨r kanske best˚ar om det anva¨nda
varuma¨rket omfattas av registreringens skyddsomf˚ang.47
45NJA 1991 s. 23 (Gatt).
46Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 52.
47Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang”, NIR, 2005, s. 139.
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4.3 BIGMAC
Parter i ma˚let var de tv˚a hamburgerkedjorna McDonald’s och Max. McDonald’s
registrerade varuma¨rke BIGMAC anva¨ndes i ett annat utfo¨rande uppdelat i tv˚a
ord, BIG MAC. Max va¨ckte talan om ha¨vning till fo¨ljd av underl˚aten anva¨ndning
efter att McDonald’s hade va¨ckt talan mot Max om intr˚ang i den registrerade
formen BIGMAC. Max ville go¨ra ga¨llande att det fo¨rel˚ag underl˚aten anva¨ndning
under en period om fem a˚r i fo¨ljd eftersom anva¨ndningen av ordet uppdelat i tv˚a
inte kunde anses ha varit i bruk i enlighet med regeln om anva¨ndningstv˚ang. Mc-
Donald’s motsatte sig yrkandet om ha¨vning.48
HD hade att go¨ra en bedo¨mning huruvida en samlad bedo¨mning av likheter
och skillnader i olika ha¨nseenden skulle leda till att kravet p˚a anva¨ndning var
uppfyllt. Domstolen p˚apekade att det fo¨rel˚ag en klar skillnad mellan det registre-
rade och det anva¨nda ma¨rket men som inte utseendema¨ssigt kunde anses vara
av stor vikt. HD utgick fr˚an kunders fo¨rma˚ga att uppfatta skillnaden och mena-
de att engelskkunskaperna hos allma¨nheten vid den tidpunkten var relativt ho¨g
vilket innebar en lika stor fo¨rst˚aelse fo¨r orden s˚ava¨l sa¨rskrivna som hopskrivna.
De p˚apekade att den sa¨rskrivna formen a¨r mest korrekt och att det anva¨nda va-
ruma¨rket inte hade a¨ndrat det registrerade ma¨rkets egenartade karakta¨r, allts˚a var
ma¨rket inte fo¨rema˚l fo¨r ha¨vning d˚a anva¨ndningskravet ans˚ags vara uppfyllt.49
Domen visar p˚a att en helhetsbedo¨mning ska ligga till grund vid underso¨kning
om anva¨ndningstv˚anget a¨r uppfyllt. Det ha¨r fallet talar fo¨r att en uppdelning av
ett registrerat varuma¨rke kan anses utgo¨ra till˚aten a¨ndring.50
48NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).
49Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 48.
50Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 49.
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4.4 SPOTLIGHT
Figur 4.2: Varuma¨rket i dess registrerade utfo¨rande.
Global Act AB anso¨kte om registrering av ett figurma¨rke som inneho¨ll ordet ”Spot-
light” men PRV medgav inte anso¨kan d˚a ma¨rket ans˚ags fo¨rva¨xlingsbart med Sonet
Grammofon AB:s registrerade varuma¨rke SpotLIGHTSERIEN. Tvisten inleddes
med att Global va¨ckte talan mot Sonet med yrkande om att ha¨va varuma¨rket med
sto¨d av regeln om anva¨ndningstv˚ang. Global ha¨vdade att Sonet inte hade anva¨nt
sig av den registrerade formen under de senaste fem a˚ren, vilket Sonet i sig inte
motsatte sig till. Sonet hade da¨remot anva¨nt sig av ma¨rket ”SPOTLIGHT” ista¨llet
fo¨r ”SpotLIGHTSERIEN” vilket innebar att domstolen hade att ta sta¨llning till
om Sonets anva¨ndning av varuma¨rket i a¨ndrat utfo¨rande uppfyllde kravet p˚a verk-
ligt bruk av varuma¨rket i sin registrerade form.51
I motsats till vad som framkom i Gatt-ma˚let, da¨r domstolen argumenterade fo¨r
att ordet var den framtra¨dande delen i ett varuma¨rke, argumenterade domstolen
ha¨r fo¨r att skyddet fo¨r kombinerade ord- och figurma¨rken avser hela kombinatio-
nen.52
Domstolen kom fram till att anva¨ndningskravet inte var uppfyllt och att re-
gistreringen da¨rmed skulle ha¨vas. HD konstaterade att registreringsskyddet avs˚ag
kombinationen av ordets tre led: Spot, LIGHT och SERIEN som best˚ar av oli-
ka former och storlekar. Skyddet uppkommer inte fo¨r orden var fo¨r sig utan en-
dast i den registrerade kombinationen. Slutsatsen blev att helhetsbedo¨mningen av
skyddsomf˚anget fo¨r SPOTLIGHT inte o¨verenssta¨mmer med skyddsomf˚anget fo¨r
SpotLIGHTSERIEN.53
Olausson va¨lkomnar domstolens avgo¨rande eftersom den, till skillnad fr˚an
Gatt-ma˚let, tar ha¨nsyn till den mer stra¨nga tilla¨mpningen av anva¨ndningstv˚anget
som g˚ar i led med varuma¨rkesra¨ttens syften.54
51NJA 2001 s. 265 (SPOTLIGHT).
52Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 54.
53Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 54.
54Olausson, Maria: A¨ndring av varuma¨rken, 2002, s. 54.
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4.5 Quantie`me
Figur 4.3: Quantie`me i registrerat utfo¨rande och i anva¨nt utfo¨rande.
Ma˚let avgjordes a˚r 2006 av Tribunalen och ga¨llde kombinerade ord- och figurma¨rken.
Tribunalen hade att prova om anva¨ndning i annan utformning a¨n den registrerade
kunde uppfylla verkligt bruk fo¨r det registrerade varuma¨rket.55
Domstolen konstaterade att de enda skillnaderna mellan ma¨rkena var ut-
formningen av bokstaven Q samt gemener i den registrerade formen. Tribunalen
bedo¨mde inte det nya utseendet fo¨r bokstaven Q ha sa¨rskilt ho¨g sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga
samt att anva¨ndning av versaler inte a¨r originellt varvid det registrerade ma¨rkets
sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga var ofo¨ra¨ndrat och anva¨ndningstv˚anget ans˚ags uppfyllt. Kem-
pas drar paralleller till HD:s avgo¨rande i NJA 1991 s. 23 (GATT) da¨r ordet gatt
ans˚ags vara det va¨sentliga i ma¨rket.56
4.6 Kraft Foods Sverige
Figur 4.4: Varuma¨rket i dess registrerade utfo¨rande.
Det ha¨r a¨r ett ma˚l som hittills bara avgjorts av Svea hovra¨tt, det a˚terst˚ar allts˚a att
se hur avgo¨randet st˚ar sig vid ett eventuellt avgo¨rande av HD. Kraft Foods Sverige
Intellectual Property AB och Mars Incorporated tvistade om varuma¨rket ”m” i
ett genka¨roma˚l i den ursprungliga tvisten. I genka¨roma˚let kra¨vde Mars att Krafts
varuma¨rkesregistrering skulle ha¨vas p˚a grund av underl˚aten anva¨ndning. Det var
ostridigt parterna emellan att Kraft endast hade anva¨nt sig av varuma¨rket ”m”
utan de tv˚a grupperna av horisontella streck vid sidan om bokstaven och dom-
stolen hade att avgo¨ra om det kunde utgo¨ra verkligt bruk i enlighet med till˚aten
55Ma˚l T-147/03 (Quantie`me).
56Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
564.
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a¨ndring.57
Hovra¨tten kom fram till att varuma¨rket i a¨ndrat utfo¨rande inte inneba¨r verk-
ligt bruk av den registrerade varianten och att ma¨rket da¨rmed ska ha¨vas till fo¨ljd
av underl˚aten anva¨ndning om fem a˚r i fo¨ljd. Domstolen grundar detta p˚a att
anva¨ndningstv˚anget endast kan vara uppfyllt om det anva¨nda varuma¨rket ”en-
dast fo¨rsumbart” skiljer sig fr˚an den i registrerad form. Vid en ja¨mfo¨relse av
helhetsintrycket av ma¨rkena i de tv˚a utfo¨randena ska bedo¨mning grundas p˚a de
”inneboende egenskaperna” hos de b˚adas samtliga best˚andsdelar. Dessutom un-
derstro¨k domstolen att bokstaven m till sin karakta¨r i sig har en l˚ag inneboende
sa¨rskiljande fo¨rma˚ga, medan de horisontella strecken omga¨rdande bokstaven m
har viss sa¨rskiljande funktion i det registrerade varuma¨rket.58
Kempas o¨nskar f˚a ett slutligt avgo¨rande fr˚an HD i fallet d˚a han ifr˚agasa¨tter
domstolens bedo¨mning av endast den sa¨rskiljande fo¨rma˚gan hos bokstaven m,
ista¨llet fo¨r att ocks˚a se till sa¨rskiljningsfo¨rma˚gan som ”m” har fo¨rva¨rvat genom
anva¨ndning. Kempas ja¨mfo¨r med tv˚a europeiska avgo¨randen som sa¨ger att an-
va¨ndningstv˚anget kan vara uppfyllt om det registrerade ka¨nnetecknet uppfattas
som varuma¨rke i omsa¨ttningskretsen i anva¨ndning i sitt a¨ndrade utfo¨rande.59
57Ma˚l T 7141-12 (M).
58Ma˚l T 7141-12 (M).
59Kempas, Tobias: ”Anva¨ndningstv˚ang och a¨ndringsomf˚ang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
583.
Kapitel 5
Analys och slutsats
Syftet med uppsatsen a¨r att utreda anva¨ndningstv˚anget i varuma¨rkesra¨tten och
dess krav samt mo¨jligheten till anva¨ndning av varuma¨rke i a¨ndrat utfo¨rande.
En genomg˚aende redogo¨relse fo¨r anva¨ndningstv˚angets krav p˚a verkligt bruk och
sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga har fo¨retagits genom granskning av fo¨rarbeten, lagtext och
doktrin. Med doktrin och praxis har undantaget i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML kritiskt
granskats fo¨r att bringa klarhet i var gra¨nsdragningen bo¨r dras mellan till˚atna och
otill˚atna a¨ndringar.
Kravet p˚a anva¨ndning av varuma¨rken kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML
och fasta¨n begreppet anva¨ndningstv˚ang inte a˚terges uttryckligen i paragrafen
utgo¨r den en vedertagen bena¨mning. Syftet med ett krav p˚a anva¨ndning av va-
ruma¨rken har ska¨rpts ordentligt under de senaste a˚rtionden d˚a det tidigare ra¨ckte
att ha anva¨nt varuma¨rket vid ett tillfa¨lle efter registreringstidpunkten fo¨r att
ha ansetts tagits i bruk. I ett led att harmonisera den svenska lagstiftningen
f˚ar det ses no¨dva¨ndigt att ha ett ska¨rpt anva¨ndningstv˚ang d˚a syftet med va-
ruma¨rkesra¨ttigheter a¨r att skydda de faktiskt anva¨nda varuma¨rken fr˚an otill˚aten
efterbildning. Den senaste varuma¨rkeslagen har tagit ytterligare steg i ra¨tt rikt-
ning att uppfylla varuma¨rkesra¨ttens syften genom mo¨jligheten till administrativ
ha¨vning hos PRV av varuma¨rkesregistreringar som inte anva¨nds. B˚ade Olausson
och Kempas poa¨ngterar i sina kommentarer till ra¨ttsfallen i ma˚len Gatt och Spot-
light en efterfr˚agan p˚a sto¨rre efterlevnad av varuma¨rkesra¨ttens syften och funktion
i stort.
Fo¨rpliktelsen att faktiskt anva¨nda ett registrerat varuma¨rke inneh˚aller dels en
tidsaspekt och dels tv˚a formkrav. Ett registrerat varuma¨rke a¨r fo¨rema˚l fo¨r ha¨vning
om det fr˚an registreringstidpunkten har lo¨pt fem a˚r eller en period om fem a˚r i fo¨ljd
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utan att varuma¨rket har anva¨nts. Denna tidsaspekt o¨verenssta¨mmer mellan VML,
de europeiska besta¨mmelserna samt Pariskonventionen. Kravet p˚a anva¨ndning in-
om viss tid f˚ar anses la¨mpligt d˚a en varuma¨rkesregistrering kan fo¨rnyas oa¨ndligt
antal g˚anger med ett intervall p˚a tio a˚r. Skulle ett ka¨nnetecken inte ha anva¨nts
under en fem˚arsperiod f˚ar det antas att varuma¨rkesinnehavaren inte la¨ngre har
behov av varuma¨rkesskyddet.
Det a¨r inte bara varuma¨rkesinnehavarens ra¨ttigheter som ska tillvaratas utan
som det har framg˚att tas a¨ven ha¨nsyn till konsumenternas ra¨ttigheter att kunna
avgo¨ra en varas ursprung. Lagstiftaren har med andra ord tagit ha¨nsyn till den
breda allma¨nhetens ra¨tt till att go¨ra sa¨kra och medvetna val av varor i fo¨rh˚allande
till dess ursprung. Det a¨r inte o¨nskva¨rt att ha registrerade varuma¨rken som enkelt
fo¨rva¨xlas med varandra sett b˚ade ur konsumenternas, men a¨ven naturligtvis ur
na¨ringsidkarnas, synvinkel.
Den grundla¨ggande tanken bakom skydd av varuma¨rken a¨r att skyddet en-
dast a¨r befogat om varuma¨rket faktiskt anva¨nds. Det inneboende kravet p˚a verk-
ligt bruk i anva¨ndningstv˚anget finns fo¨r att sortera bort de ka¨nnetecken som va-
ruma¨rkesinnehavare endast anva¨nder i syfte att uppra¨tth˚alla registreringsskyddet,
antagligen fo¨r att hindra andra na¨ringsidkare fr˚an att konkurrera inom samma
marknad. Kravet p˚a verkligt bruk faststa¨lls genom ha¨nsynstagning till hur om-
fattande anva¨ndning det kra¨vs fo¨r aktuella varor fo¨r att skapa eller uppra¨tth˚alla
andelar p˚a aktuell marknad fo¨r dessa. Det ha¨r a¨r ingen enkel bedo¨mning, sa¨rskilt
inte ifr˚aga om varuma¨rken som anva¨nds i a¨ndrat utseende eller i annan form.
Det visar sig skilja ra¨tt mycket a˚t i domstolars bedo¨mning av dessa fr˚agor. Hur
anva¨ndningstv˚angets krav besta¨ms framg˚ar inte av fo¨rarbeten och lagtext vilket
leder till att de va¨gledande domarna i fr˚agan blir avgo¨rande.
Sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga besta¨ms utifr˚an en marknad da¨r likartade varor redan
finns, kravet p˚a sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga finns, till skillnad fr˚an kravet p˚a verkligt
bruk, redan vid registreringstidpunkten fo¨r varuma¨rket. Vid en bedo¨mning av ett
ka¨nneteckens sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga ska en helhetsbedo¨mning go¨ras med utg˚angs-
punkt fr˚an den relevanta ma˚lgruppen. Dessutom ska ha¨nsyn tas till alla relevanta
omsta¨ndigheter i varje enskilt fall.
Lagstiftaren har tagit ha¨nsyn till att varuma¨rkesinnehavaren kan ta¨nkas vilja
modifiera sitt ka¨nnetecken i form av modernisering av exempelvis fa¨rger, typsnitt
eller andra liknande fo¨ra¨ndringar. Den ha¨r mo¨jligheten till att a¨ndra utformningen
av sitt varuma¨rke kra¨ver att det endast avser detaljer som inte a¨ndrar varuma¨rkets
sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga. Det leder till en sv˚ar gra¨nsdragning mellan vilka a¨ndringar
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som a¨r till˚atna enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML och vilka a¨ndringar som inte a¨r
till˚atna. Har ett varuma¨rke a¨ndrats i mer a¨n bara detaljer som a¨ndrar det ur-
sprungliga registrerade ma¨rkets sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga kan det ha¨vas till fo¨ljd av
underl˚aten anva¨ndning.
Lagtext och fo¨rarbeten ger inte mycket ledning i vad som bara utgo¨r detaljer
utan ha¨r spelar praxis en viktig roll. Fo¨r att underso¨ka var denna gra¨nsdragning
bo¨r ske har n˚agra utvalda ra¨ttsfall f˚att ligga till grund fo¨r bedo¨mning samt kom-
mentarer till dessa av Olausson och Kempas.
Det utma¨rkande fo¨r domstolarnas sta¨llningstaganden a¨r att en bedo¨mning
ska ske huruvida det registrerade varuma¨rkets totala sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga har
fo¨ra¨ndrats genom anva¨ndning av ka¨nnetecknet i a¨ndrat utfo¨rande. Vid denna
bedo¨mning ska domstolen go¨ra en helhetsbedo¨mning. Denna helhetsbedo¨mning ska
go¨ras i ljuset av omsa¨ttningskretsens fo¨rmodade uppfattning. En a¨ndring, trots up-
penbara skillnader fr˚an den registrerade utformningen, kan bibeh˚alla sa¨rskiljnings-
fo¨rma˚gan hos det registrerade varuma¨rket och da¨rmed utgo¨ra en till˚aten a¨ndring.
Domstolarnas utl˚atanden om att granskning ska ske genom ja¨mfo¨relse av
ma¨rkenas inneboende egenskaper och att skillnaderna endast f˚ar vara fo¨rsumbara
kan ses som vaga bedo¨mningsgrunder. Senare praxis talar fo¨r att domstolen ska
beakta samtliga relevanta omsta¨ndigheter i varje enskilt fall. A¨ven omsa¨ttnings-
kretsens fo¨rmodade uppfattning av ett ma¨rkes sa¨rskiljande fo¨rma˚ga ska tas i be-
aktande.
BIGMAC-ma˚lets utg˚ang talar fo¨r att det i vissa fall kan vara till˚atet att dela
upp ett ord och a¨nd˚a beh˚alla sa¨rskiljningsfo¨rma˚gan. En bedo¨mning ska sja¨lvklart
go¨ras i varje enskilt fall och det f˚ar tas i beaktande att det i detta fall fo¨rel˚ag speciel-
la omsta¨ndigheter. Dels var orden p˚a engelska och dels gjorde sig innebo¨rden ba¨ttre
i sa¨rskriven form. Ha¨nsyn togs a¨ven till den fo¨rmodade omsa¨ttningskretsen upp-
fattningsfo¨rma˚ga och kunskap i engelska. Da¨rmed kan inte slutsatsen dras att det
alltid a¨r till˚atet att dela upp ord i tv˚a och samtidigt uppfylla anva¨ndningstv˚anget.
Ma˚let ro¨rande Spotlight-tvisten sa¨ger delvis emot vad som framkom i Gatt-
ma˚let eftersom domstolen i detta fall inte ans˚ag a¨ndringen vara till˚aten. Ha¨r me-
nade HD att det inte a¨r ordet i sig som fo¨ranleder skyddet, utan att det ista¨llet
a¨r ord och utformning i kombination. Domen anses utgo¨ra en sna¨vare tilla¨mpning
av anva¨ndningstv˚anget och dess till˚atna a¨ndringar vilket kan tyckas g˚a mer i led
med varuma¨rkesra¨ttens syften.
Quantie`me-avgo¨randet talar fo¨r att en ensam bokstav i ett n˚agot a¨ndrat
utfo¨rande inte har en sa¨rskilt ho¨g inneboende sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga vilket inte ska
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medfo¨ra a¨ndrad sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga fo¨r varuma¨rket i stort. I Kraft-avgo¨randet
konstaterar domstolen ocks˚a att bokstaven m fo¨r sig sja¨lv har l˚ag sa¨rskiljnings-
fo¨rma˚ga och da¨rfo¨r inte ensam kan uppfylla anva¨ndningstv˚anget. Vad som a¨r be-
kla¨mmande i det ma˚let a¨r att de inte s˚ag till omsa¨ttningskretsens fo¨rmodade upp-
fattning av varuma¨rket ”m” utan de horisontella strecken. Det a˚terst˚ar att se hur
hovra¨ttsdomen st˚ar sig mot framtida praxis.
Slutligen kan det konstateras att det inte finns n˚agon universell lo¨sning p˚a
fr˚agan om en a¨ndring a¨r till˚aten eller inte. Va¨rt att notera a¨r att det inte ra¨cker
att sa¨rskiljningsfo¨rma˚gan har fo¨ra¨ndrats utan hur den har fo¨ra¨ndrats. Vid en
bedo¨mning av omsa¨ttningskretsens fo¨rmodade uppfattningsfo¨rma˚ga ska varuma¨rket
i a¨ndrat utfo¨rande fortfarande uppfattas vara densamma som varuma¨rket i regi-
strerat utfo¨rande. Som Kempas kom fram till i sin fo¨rsta artikel a¨r anva¨ndnings-
tv˚anget uppfyllt om det registrerade varuma¨rket erh˚aller sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga,
om de sa¨rskiljande egenskaperna a¨ven tillfaller det anva¨nda ma¨rket samt om det
anva¨nda ma¨rket inte besitter andra sa¨rskiljande egenskaper som saknas i det re-
gistrerade varuma¨rket. Dessa grundla¨ggande fr˚agor kan med fo¨rdel fortfarande
besvaras i ett led att avgo¨ra om en a¨ndring a¨r till˚aten eller ej. Det g˚ar allts˚a inte
att enkelt besvara fr˚agan var gra¨nsen ska g˚a mellan till˚atna och otill˚atna a¨ndringar
utan bedo¨mning bo¨r ske i varje enskilt fall och slutsatser f˚ar dras fr˚an konstatera-
de metoder och principer samt med sto¨d av praxis, som framo¨ver kommer bringa
tydligare klarhet i gra¨nsdragningen.
Kapitel 6
Summary
The thesis deals with the requirement of genuine use of a trademark with focus on
the trademark proprietor’s right to, within the law, modify its characteristics. The
thesis examines the requirement of genuine use and its two established require-
ments needed to maintain a trademark registration. The second part of the thesis
examines when trademarks may be used in modified versions.
If within a continuous period of five years after the trademark has been re-
gistered, and the trademark has not been put to genuine use, a trademark can be
subject of revocation unless there are proper reasons for non-use. A proper reason
for non-use can be when a proprietor uses a modified trademark. For it to be a
proper reason it requires that the modifications are only minor details that do not
alter the distinctive character of the trademark. The problem is to decide where
the boundary should be drawn between proper alterations and improper ones.
An assessment has to be made in each case and conclusions may be drawn
using the methods and principles that emerge in the thesis, and with the support
of relevant binding precedent.
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Kapitel 7
Sammanfattning
Uppsatsen behandlar anva¨ndningstv˚ang i varuma¨rkesra¨tten med fokus p˚a till˚atna
och otill˚atna a¨ndringar enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Anva¨ndningskravet kom-
mer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och g˚ar under bena¨mningen anva¨ndningstv˚ang.
I den ha¨r uppsatsen underso¨ks dels anva¨ndningstv˚anget och dess tv˚a upp-
sta¨llda krav p˚a verkligt bruk och sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga, och dels varuma¨rken som
anva¨nds i a¨ndrat utfo¨rande. Fo¨r att ha¨vning ska bli tilla¨mpligt till fo¨ljd av un-
derl˚aten anva¨ndning kra¨vs det att ett varuma¨rke inte har anva¨nts under de senaste
fem a˚ren, eller under en period om fem a˚r i fo¨ljd, samt att varuma¨rkesinnehavaren
inte har giltiga ska¨l till underl˚atenheten.
Om ett varuma¨rke anva¨nds med a¨ndrat utseende eller i annan form a¨n den
registrerade a¨r inte anva¨ndningstv˚anget uppfyllt och ett varuma¨rke kan ha¨vas.
Fo¨r att ett varuma¨rke som anva¨nds i a¨ndrat utfo¨rande ska anses uppfylla kra-
vet p˚a anva¨ndning kra¨vs det att avvikelsen endast utgo¨r sma¨rre detaljer som in-
te fo¨ra¨ndrar ma¨rkets sa¨rskiljningsfo¨rma˚ga. Den sv˚ara fr˚agan blir att avgo¨ra var
gra¨nsdragningen ska dras mellan till˚atna och otill˚atna a¨ndringar.
Fo¨r att besvara sistna¨mnda fr˚aga analyseras forskning och ett urval av ra¨ttsfall
som a¨r relevanta fo¨r fr˚agan. Det g˚ar inte att enkelt besvara fr˚agan var gra¨nsen ska
g˚a mellan till˚atna och otill˚atna a¨ndringar utan bedo¨mning f˚ar ske i varje enskilt
fall och slutsatser f˚ar dras med hja¨lp av konstaterade metoder och principer samt
med sto¨d av praxis.
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Kapitel 8
Ka¨ll- och litteraturfo¨rteckning
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Proposition 1992/93:48. Om a¨ndringar i de immaterialra¨ttsliga lagarna med an-
ledning av EES-avtalet m.m.
Proposition 2009/10:225. Ny varuma¨rkeslag och a¨ndringar i firmalagen. Stock-
holm: Justitiedepartementet.
8.1.2 Svensk fo¨rfattningssamling
Varuma¨rkeslag (2010:1877).
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8.2 EU-ra¨tt
R˚adets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillna¨rmningen av med-
lemsstaternas varuma¨rkeslagar (tidigare R˚adets direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillna¨rmningen av medlemsstaternas varuma¨rkeslagar).
R˚adets fo¨rordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsva-
ruma¨rken (tidigare R˚adets fo¨rordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvaruma¨rken).
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